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A Concorréncia Desleal e o Registro de Marca Vs. Nome de Dominio no Ambito da I nter net
3. O Registro de Marca V's. Nome de Dominio no Ambito da Internet

3.1. A Nova Lei da Propriedade Industrial no Brasil

A chamadanovalLei da Propriedade Industrial (Lei n.°9.279, de 14 de maio de 1.996), introduziu uma série de
modificagdes no ordenamento juridico brasileiro no que se refere as normas inerentes a protecdo das marcas e patentes.
Entretanto, essanovalei é absolutamente silente no que tange a quest&o da protegdo das marcas no ambito da Internet, em
face dos registros dos chamados Nomes de Dominio. Da mesma forma, embora se tenha conhecimento de alguns poucos
litigios, principalmente no ambito administrativo, colocando frente a frente a questdo da protecéo conferida pelo Registro
de Marcavs. Nome de Dominio, ndo houve, ainda, tempo hébil para que os Tribunais do pais pudessem se manifestar
sobre 0 assunto, firmando uma posi¢éo de nossos magistrados que pudesse servir como orientacdo para os estudiosos da
matéria. Portanto, nafalta de legislagdo especifica, bem como de julgados de nossas Cortes Superiores, aandise legal da
questdo deve ser encarada no Brasil como preliminar, sujeita a revisdes futuras, na medida em que 0 nosso ordenamento
juridico contemplar, de maneira mais precisa, 0s avancos da tecnologia.

3.2. O Comité Gestor da Internet no Brasil e Suas Atribuicdes

A partir de 1.995, os Ministérios das Comunicacdes e Ciéncia da Tecnologia outorgaram, conjuntamente, poderes ao
chamado Comité Gestor Internet Brasil (“CG”) para ser no pais o 6rgdo responsavel pelo registro de Nomes de Dominio
narede eletronica Internet. Através do Ato Normativo 1 (O Ato Normativo 1 foi aprovado em 10 de dezembro de 1.996 e
posto em vigor a partir de 1° de marco de 1.997), o CG estabel eceu as normas pertinentes ao registro dos Nomes de
Dominio, que se consubstanciam, em linhas gerais, no seguinte:

(a) E adotado como critério para registro do Nome de Dominio, o principio de que tera direito a ele, aquele que primeiro
requerer o registro;

(b) O CG ficaisento de qualquer responsabilidade com referéncia a escolha do Nome de Dominio requerida pelo usuario,
bem como por quaisquer danos decorrentes de sua ma utilizacao;

(c) Ao requerente obriga-se a utilizagdo corrente do Nome de Dominio solicitado, naforma do documento intitulado
Solicitacdo de Registro de Nome de Dominio;

(d) Somente as pessoas juridicas devidamente constituidas no Brasil e corretamente inscritas no Cadastro Geral dos
Contribuintes (“*CGC”) do Ministério da Fazenda, poderdo solicitar o registro dos Nomes de Dominio;

(e) A cada pessoa juridica mencionada no item (d) acima, sera garantido o registro exclusivo de um Nome de Dominio,
excecdo feita aos casos em que houver expressa autorizacéo do CG;

(f) Ao CG cabe zelar pela manutencéo e preservacao dos registros de Nomes nas categorias de Dominio: (i) para érgaos
governamentais — .gov.br; (ii) para rgdos ndo-governamentais — .or g.br; (iii) para entidades comerciais—.com.br.; (iv)
para 6rgaos educacionais—.” edu” .br; (v) militares—.mil.br; (vi) empresas de telecomunicagdes — .net.br; (vii) ou
qualquer outro sub-dominio que venha a ser criado pelo CG sob 0 espago reservado ao Brasil —.br, pelo InterNic. ( no
caso dos Nomes de Dominio solicitados por empresas para uso comercial, cuja categoria esta identificada por .com.br, o
CG outorgou a Fundagéo de Amparo a Pesquisa do Estado de S&o Paulo — “FAPESP”, o poder de conduzir tais
registros);

(g) Diz 0 Ato Normativo 1 do CG, que o requerente obriga-se a responder por todas e quaisquer acfes judiciais ou
extrgjudiciais decorrentes de violagao de direitos de terceiros ou por prejuizos a estes causados, eximindo o CG de
qualquer responsabilidade com referéncia a utilizagdo danosa dos Nomes de Dominio; e

(h) O direito ao uso de um Nome de Dominio, registrado na Internet sob o dominio .br, extingue-se pelarenincia
expressa do requerente com relacdo atais direitos; pelo término do prazo de protecéo de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da concess&o do registro por parte do CG. Se ndo houver renovagdo do direito do uso do Nome de Dominio,
o registro sera cancelado em 30 (trinta) dias; pelando utilizacdo regular do Nome de Dominio, no periodo continuo de
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180 (cento e oitenta) dias; por ordem judicial; pelafalta de obediéncia as regras estabel ecidas pelo CG, emanadas por
meio de Notificacdo escrita, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo possivel areducdo de tal prazo em razdo de cumprimento
de ordem judicial. Tais hipéteses ndo conferem ao requerente que teve seu registro cancelado, qualquer direito a
indenizacdo ou ressarcimento pelo cancelamento do registro; e

Os tdpi cos acima representam 0s aspectos mais importantes rel ativos as normas que regulamentam, no Brasil, o registro
dos Nomes de Dominio. Isso hdo quer dizer, entretanto, que todas as determinacdes expostas pelo Ato Normativo 1 sdo
plenamente legais e constitucionais, principa mente no aspecto em que se diz que o CG ficaisento, em face do requerente,
de quaisquer responsabilidades pelo cancelamento do direito de uso de um Nome de Dominio. Ora, muito pelo contrario,
se houver comprovac&o de que o cancelamento de tal direito deu-se, por exemplo, em razdo de ato ilegal, arbitrario,
desprovido de fundamento juridico, praticado pelo CG, ficando evidente que, em decorrénciadetal ato, o requerente
sofreu qualquer tipo de lesdo ou prejuizo, ndo havera como escapar do dever de indenizar. Além do mais, ha de se notar
que anormalega em questdo ndo é Lei (trata-se de um mero Ato Normativo). Assim, certos atos do CG poderdo sempre
ser questionados nos Tribunais, baseando-se no principio constitucional que ressalta que ninguém estara obrigado a fazer,
ou ando fazer algo, ando ser em virtude da existénciade lei (Artigo 5, inciso |1, da Constitui¢do da republica Federativa
do Brasil).

3.3. Nome de Dominio Vs. Registro de Marca Vs. Nome Comercial no Brasil

N&o obstante a legislacéo brasileira ndo estabel eca qualquer mencao expressa a protecao da marca em face dos pedidos de
registro de Nome de Dominio, o fato que se tem conhecimento € que, na prética, a politicado CG, quando se trata de
solicitages de registro de Nomes de Dominio na categoria.com.br (nesse caso especifico a FAPESP, como visto, por
delegacéo de poderes do CG, tem a prerrogativa de proceder o registro), ou sgja, para uso comercial, tem sido no sentido
de recusar a concessao dos registros especificos sempre que houver evidente conflito com nomes comerciais ou marcas
previamente registradas que sejam reconhecidamente notdrias. Recentemente, um grande jornal brasileiro noticiou o caso
de uma empresa comercia sediada no pais que solicitou o registro do Nomes de Dominio sony.com.br, coke.com.br.,
nestlé.com.br, bmw.com.br, dentre outros. Essa empresa, como ndo poderia deixar de ser, teve negado seus pedidos de
registro. Embora o Ato Normativo 1 ndo preveja essa situacdo de maneira especifica, o 6rgdo governamental utilizou-se
da politica do bom senso, para justificar a suarecusa de proceder tais registros. Alegou o 6rgdo que tais Nomes de
Dominio, apresentavam inegavel similaridade com marcas previamente registradas, sabidamente notdrias, de propriedade
de terceiros. Entenderam as autoridades que, se concedessem tais registros, estariam lesando aqueles que seriam osreais
proprietérios das marcas em questdo, mundia mente conhecidas, em beneficio de um terceiro que estaria, sem sombra de
dividas cometendo um ato de “pirataria’ . Considerou-se que esses Nomes de Dominio estariam reservados para seus
verdadeiros proprietérios, detentores daquel as marcas reconhecidamente notorias, sendo certo que um terceiro ndo poderia
apropriar-se delas simplesmente pelo fato de terem solicitado o registro perante 0 CG/FAPESP, sob pena de estar
cometendo um ato ilicito.

A decisdo do CG/FAPESP, no caso relatado acima, havidalogo no inicio das atividades do 6rgaos, deu-se, sobretudo, em
razéo da utilizacdo do bom senso. N&o havia, como ainda ndo h4, previsio legal expressa que autorizasse 0 6rgao
governamental arejeitar tais solicitagdes de registro pelo fato de serem conflitantes com marcas notorias ja devidamente
registradas. Como visto, alegislaco brasileiralimita-se a dizer que tem direito ao uso do Nome de Dominio aguele que
primeiro solicitar seu registro, sem fazer qualquer mencgéo a eventuais conflitos com marcas ja protegidas.

O fato é que, com o passar do tempo, aforma de atuagdo do CG/FAPESP tem levado vérias empresas a obter o registro de
Nomes de Dominio, cujo contelido conflita claramente com marcas anteriormente ja registradas em nome de terceiros.
Isso pode ocorrer, principalmente, com relacéo as marcas ndo tao famosas como aquel as rel acionadas acima, mas cujos
seus proprietérios possuem, ha muito tempo, a devida protecéo legal, em determinado ramo de atividade empresarial. Ora
aregrageral deve valer paratodos 0s casos e ndo somente para aquel as marcas reconhecidamente notérias. Estaria,
também, cometendo um ato ilicito aquele que registrasse parasi um Nome de Dominio que contivesse expressao idéntica
ou similar a marca de propriedade de outrem que, embora ndo notdria, ja tenha sido divulgada no mercado, como
elemento identificador de um determinado ramo de atividade ou produto. Seria uma flagrante atitude de ma-fé, com o
objetivo claro de induzir o consumidor a erro, em beneficio proprio. Essa situagdo ndo preval eceria se levada a apreciacéo
dos Tribunais brasileiros, motivo pelo qual muitas das decisdes |evadas a efeito pelo CG/FAPESP estéo sujeitas arevisao
dos nossos magistrados.

Sem davida alguma, o surgimento da Internet lancou novos desafios no campo do direito. A quest&o da concorréncia

desleal e da protecéo a marca e ao nome comercial no ambito da Internet € um dos pontos mais fascinantes. Nao houve
ainda tempo habil para que o Ordenamento Juridico brasileiro acompanhasse o avango tecnol 6gico, no sentido de criar

Pagina 2 24/03/1998

Copyright © 2026 Consultor Juridico



e CONSULTOR JURIDICO

WWWw.conjur.com.br

normas para regular as inusitadas relagdes juridicas havidas na sociedade em razéo do progresso da ciéncia, no caso, a
Internet. Mas nem por isso 0 Poder Judiciério podera esquivar-se de julgar os casos que forem levados a sua apreciagao.
Assim, nalacunadalei especifica, pararesolver essas questdes, nossos magistrados terdo de exercer, em sua plenitude,
sua capacidade criativa, analisando essas novas situagdes surgidas no mundo do direito a partir de experiéncias similares
vividas no passado, em outras situacfes, em gque o0 avango da sociedade os obrigou a dar novas interpretacfes as leis até
entdo existente, produzindo, até certo ponto, decisdes revolucionarias e em sintonia com o mundo moderno. Sendo

Ve amos.

Durante anos debateu-se no Brasil a questdo do Nome Comercia vs. Registro de Marca. Essa questdo antiga, trazida ao
cenario de hoje, pode apresentar correlacdo com a questao da protecdo da Marca em face do Nome de Dominio, no ambito
da Internet, para resolugdo de conflitos. No passado, nossos Tribunais insistiam em entender que mesmo em face da
existéncia anterior do registro na Junta Comercia (“nome comercial”), adenominacéo e a marca utilizadas pela empresa
deveriam ceder vez as sociedades mais recentes, que as tivesse registrado como marca perante o Instituto Naciona de
Propriedade Industrial (“INPI”). Ou sgja, 0 entendimento era de que a protecéo conferida pelo INPI em face do registro da
marca era mais ampla e poderosa do que aquela conferida ao nome comercial. Além de gerar injusticas, essa interpretacdo
eraum convite a“pirataria’.

Com o passar do tempo, nossos Tribunais, unanimemente, passaram a reconhecer que um registro ndo eramais
contundente, ou eficaz, do que o outro e que a protecéo do nome comercial anivel nacional ndo estava sujeita ao registro
da marca perante o INPI. Com relacéo a empresas estrangeiras de marca reconhecidamente notéria em nivel internacional
(Lacoste e Hermes, por exempl o), 0 entendimento passou a ser de que mesmo o0 nome ndo estando registrado no Brasil, a
sociedade do exterior teria direito de ac8o contra as empresas nacionais que estivessem indevidamente utilizando-o.
Continua...
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Fonte: https://conjur.jumps.com.br/1998-mar-24/lei_propriedade_industrial/
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